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“Tudo quanto vive, vive porque muda; muda porque 
passa; e, porque passa, morre. Tudo quanto vive 
perpetuamente se torna outra coisa, constantemente 
se nega, se furta à vida.” – Fernando Pessoa 
 
 
 
Resumo 
 Este trabalho analisa algumas das implicações econômicas impostas pela 
disputa judicial de patentes entre a gigante do comércio eletrônico eBay e a firma 
desenvolvedora de tecnologia MercExchange. Para isso, é feito uma descrição da 
disputa e depois é feita uma revisão da literatura econômica sobre o caso. Uma nova 
regra para a concessão de mandados de injunções permanentes abriu um precedente 
legal que diminuiu significativamente a concessão destas contra entidades 
condenadas por violação de patentes, especialmente em casos onde as partes não 
competiam diretamente entre si e/ou a patente em questão era apenas uma pequena 
parte de um produto global. O poder de exclusão inerente às patentes diminuiu para 
seus detentores e o poder de negociação provido por eles se deslocou para os 
licenciadores. O componente de hold-up presente em algumas negociações de 
licença também diminuiu. Consequentemente há uma redução no peso morto 
associado com o sistema de patentes e os custos de transação ficarão mais baixos, 
incentivando a entrada no mercado, a combinação de novas ideias e, dessa forma, 
contribuindo para a inovação. 
Palavras-chave: Patentes, Inovação, Licenças, Hold-up, Injunções. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
This essay analyses some of the economic implications resulting from the legal 
dispute between eBay and MercExchange. We describe the history of the dispute 
followed by a review of the economic literature of the case. A new rule for awarding 
permanent injunctions set a precedent that lowered greatly their concessions against 
entities found guilty of patent infringement, especially in cases where parties are not 
direct competitors and/or the patent in question made only a small part of a global 
product. The right to exclude, which is of the essence of the patent, decreased for 
patent holders and the bargaining power provided by them shifted towards the 
licensees. The hold-up component present in some license negotiations also 
decreased. Therefore, there is less of the deadweight associated with the patent 
system and lower transaction costs, encouraging market entry, the combination of new 
ideas and thus contributing to innovation. 
Keywords: Patents, Innovation, Licenses, Hold-up, Permanent injunctions. 
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Introdução 
O mercado do conhecimento tem crescido dramaticamente nos últimos 20 
(vinte) anos e junto com esse crescimento a dificuldade em se manter a posse sobre 
esse conhecimento. A patente tem sido a ferramenta tradicional de apropriação do 
conhecimento, contudo, historicamente tem se usado outras formas de apropriação 
da propriedade intelectual, como por exemplo, o sigilo. O problema da posse dessa 
propriedade intelectual esbarra na natureza semi pública do conhecimento (LÓPEZ, 
2009), e, portanto, o direito do inventor de excluir outros do uso de sua invenção, que 
é, em essência, a definição de patente (HALL, 2007), torna a exclusão dos outros 
possível, porém raramente perfeita (LÓPEZ, 2009). 
Muito a literatura econômica tem a dizer sobre as patentes, mas esta, longe de 
ser um corpo fechado de resultados, tem apontado em muitas direções e 
frequentemente contrarias. Sabemos que "do ponto de vista econômico, os sistemas 
de patentes foram desenvolvidos para criar incentivos para a atividade inovadora” 
(PEPALL; RICHARDS; NORMAN, 2008, p. 604). A ideia é que a patente oferece uma 
espécie de monopólio temporário para encorajar a inovação (VARIAN, 2006). A noção 
mais usual que temos na economia defende que o livre mercado, seja na forma 
competitiva ou na forma monopolística, falha em criar automaticamente os incentivos 
para inventar, ficando estes abaixo do nível socialmente desejado (ARROW, 1962). 
São os efeitos sobre a inovação e o crescimento econômico que tradicionalmente 
justificam o uso das patentes (ENCAOUA; GUELLEC; MARTÍNEZ, 2006) e é, 
portanto, o mecanismo por excelência usado para corrigir essa falha de mercado. 
Além do mais, as patentes tem desempenhado um papel cada vez mais central 
(e contencioso) no mercado competitivo que vão além do tradicional tradeoff entre a 
criação de incentivos para inventar e a criação de monopólios de curto prazo.  Por 
exemplo, as patentes têm contribuído para o aumento da competição facilitando a 
desintegração vertical de indústrias intensivas em conhecimento, ajudando a entrada 
de novas firmas no mercado, principalmente aquelas com menos recursos (HALL, 
2007). Mas por outro lado, o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais 
complexas, isto é, que requerem um número cada vez maior de patentes essenciais, 
aumentam os custos de transação, o que é prejudicial para o ritmo de inovação 
(ENCAOUA, 2012). Além do mais, o monopólio temporário adquirido pela patente, 
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pode muito bem virar um monopólio de longo prazo nas indústrias de rede (HALL, 
2007). 
Mesmo diante de tantas incertezas quanto às vantagens e desvantagens do 
sistema de patentes, ele tem sido cada vez mais utilizado e abusado (HALL, 2009; 
VARIAN, 2006). Isso é evidenciado pelas enormes vendas de portfolios de patentes 
que têm sido observadas ultimamente. Contudo, as patentes são utilizadas em 
diferentes graus dependendo do tipo de indústria (HARHOFF et al, 2007) e para 
diversos propósitos. Seu papel para as estratégias de negócios é fundamental 
(SHAPIRO, 2010). Langinier (2005) explica, por exemplo, como firmas podem 
patentear estrategicamente invenções para induzir seus rivais ao erro. As patentes 
são utilizadas também como “chips de barganha” em negociações (VARIAN, 2006) 
para contra-atacar em processos judiciais ou até evitá-las completamente (HARHOFF 
et al, 2007). 
De qualquer maneira, o sistema existe e é visto por boa parte dos economistas 
como um mal necessário. Penrose (1951 apud HALL; HARHOFF, 2012) resume bem 
as dificuldades inerentes aos sistemas de patentes: 
Se as leis nacionais de patentes não existissem, seria difícil defender 
conclusivamente sua introdução, mas o fato de que elas existem, inverte o 
ônus da prova e é igualmente difícil defender conclusivamente sua abolição 
(tradução nossa). 
Junto com a utilização das patentes surge o problema da aplicabilidade, ou 
seja, fazer valer seu direito de excluir os demais do uso de sua invenção. As leis de 
patentes americanas (35 U.S.C.)1, preveem dois tipos de medidas para o detentor de 
uma patente que está sendo infringida. A primeira autoriza os tribunais a conceder ao 
titular da patente danos materiais por sua violação, e que deve ser adequado para 
compensar pela violação mas nunca menos do que os royalties razoáveis pelo uso da 
invenção pelo infrator. A segunda permite que a justiça conceda um permanent 
injunction contra infrações futuras. O injunction é uma instituição jurídica própria (ou 
específica) do direito norte americano, a qual pode ser concedida pelo tribunal em 
caráter preliminar antes ou durante um processo judicial, ou de forma definitiva em 
seu término (GARNER, 1999, p. 788). Ela é uma ordem judicial que obriga uma 
                                            
1 O U.S.C., Código dos Estados Unidos, compila por assunto, todas as leis federais dos EUA, incluindo 
as leis que governam as patentes sob o título n° 35. 
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pessoa ou entidade a fazer ou deixar de fazer certo ato. Como não há termo 
equivalente no sistema jurídico brasileiro que comporte as modalidades preliminar e 
permanente, atribuímos à referida expressão jurídica (em tradução livre) a 
denominação “mandado de injunção permanente”. Em disputas judiciais por patentes, 
especificamente, os mandados de injunção permanentes obrigam a parte infratora a 
deixar de praticar a patente, ou seja, é uma ordem que força a parte a deixar de 
produzir um produto ou interromper um serviço que utilize a patente que está sendo 
violada2. 
A judicialização, no entanto, não é um caminho simples. Muitas firmas já 
travaram disputas judiciais por direitos contidos em patentes que as vezes viram 
grandes guerras que duram muitos anos. Ademais, o número de litígios tem 
aumentado muito ao longo dos anos, em parte devido ao aumento do número de 
patentes de má qualidade concedidas nos Estados Unidos (EUA) e também pelo 
crescente nível de patenteamento dos métodos de negócio. 
Alguns desses litígios representaram marcos na condução judicial de disputas 
por patentes nos EUA, ajudando a moldar o sistema de patentes americano, porém, 
sempre trazendo, não somente mudanças legais, como também implicações 
econômicas alterando o balanço do sistema nos EUA. Um clássico exemplo disso foi 
o caso State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, inc. em 
1998, no qual o Tribunal de Apelações do Circuito Federal Americano (CAFC)3 
ratificou o método de negócio como matéria patenteável contanto que ele produza um 
resultado útil, concreto e tangível (PEPALL; RICHARDS; NORMAN, 2008). Apesar 
dos métodos de negócios não serem, até aquele momento, considerados matéria não 
patenteável, essa decisão é vista como precedente para o aumento acentuado nos 
pedidos desse tipo de patentes nos anos a seguir (HALL, 2009). 
                                            
2 Apesar do nome, uma injunção permanente não necessariamente dura para sempre. Ela pode ser 
modificada por decisões judiciais futuras ou pode perder sua validade como, por exemplo, no momento 
em que a vida da patente se expira. 
3 Do inglês United States Court os Appeals for the Federal Circuit, é um tribunal federal de 2ª instância 
que tem jurisdição nacional para apreciar recursos em assuntos especializados inclusive sobre leis de 
patentes (http://www.uscourts.gov/FederalCourts/UnderstandingtheFederalCourts/ 
CourtofAppeals.aspx). 
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A presente monografia irá analisar a disputa legal entre a firma eBay inc. (e sua 
subsidiária Half.com Inc.4), especializada em comércio online, e a firma de tecnologia 
MercExchange L.L.C. Iniciada em 2001, esta disputa é considerada um dos marcos 
mais importantes do sistema de patentes americano. A decisão da Suprema Corte 
alterou, a partir desse caso, as regras para concessão de mandados de injunções 
permanentes que proíbem o uso de determinada invenção contida numa patente em 
casos de comprovada violação da mesma pelo requerido, abrindo um precedente 
legal com fortes implicações legais e econômicas. O mandado de injunção é 
considerado um importante componente nas disputas de patentes e em especial no 
setor da economia de tecnologia da informação, incluindo métodos de negócio na 
internet (SHAPIRO, 2010). 
O objetivo deste é descrever a disputa entre a eBay e a MercExchange e 
analisar, com base na literatura a respeito, as principais implicações de interesse 
econômico do caso. No primeiro capítulo é realizada uma breve descrição das 
empresas envolvidas no processo e as características gerais das patentes envolvidas 
na disputa. No segundo capítulo é feito o histórico do caso desde o julgamento por júri 
em primeira instância até a decisão final da Suprema Corte e o desfecho após o fim 
da disputa legal. No terceiro capítulo discorre-se sobre algumas das principais 
consequências econômicas do precedente judicial aberto pela decisão do caso e por 
fim é feita uma conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
4 Half.com é uma empresa subsidiária de propriedade de eBay que opera um site de internet que 
permite usuários a buscar produtos postados em outros sites e a adquirir esses produtos. 
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Capítulo 1 - As partes e as patentes 
1.1 eBay inc. 
eBay inc. é um empresa norte americana especializada em comercio eletrônico 
por meio da rede mundial de computadores (internet). Fundada em 1995, ela começou 
a operar como um site de venda de produtos usados e colecionáveis através de leilões 
online. Nestes leilões, iniciados por qualquer usuário do público cadastrado no site, 
vencia aquele que desse o maior lance. O site pode ser visto como um grande “fórum” 
utilizado por pessoas para comprar e vender produtos. Hoje a eBay opera um mercado 
eletrônico, uma rede ou sistema de confiança onde os participantes podem comprar, 
vender, pesquisar e explorar5 por produtos online. A compra e venda é feita por meio 
de um leilão e/ou por meio de um preço fixo, tudo isso intermediado pela eBay através 
de seu site. 
eBay foi pioneira nesse ramo de leilões online, e devido a esse fato, ela tem se 
beneficiado das vantagens que são inerentes às economias de rede. “Os compradores 
querem ir para onde a maioria dos vendedores estão e vendedores querem ir para 
onde a maioria dos compradores estão” (GONZALES, HASKER e SICKCLES, 2009, 
p. 4). Dessa forma tornando improvável que outro site de leilões alcance tanto 
sucesso. Hoje eBay é o maior site de leilões online do mundo e equivale ao sexto 
maior varejista tradicional dos EUA em volume de vendas (GONZALES, HASKER e 
SICKCLES, 2009). 
1.2 MercExchange, L.L.C. 
A MercExchange, L. L. C., é uma empresa de tecnologia especializada em 
desenvolver soluções tecnológicas para serem aplicadas em comércio eletrônico. Ela 
é proprietária de várias patentes, inclusive a patente de um método de negócio que 
facilita a venda de produtos entre indivíduos através da internet (patente US 6085176). 
Outra importante patente pertencente à MercExchange é a que envolve a condução 
de vendas a preço fixo através da internet (patente US 5845265)6.  
                                            
5 Tradução livre de browse. Não há tradução perfeita mas o que tentamos expressar aqui é a ideia de 
vasculhar ou examinar um conteúdo sem necessariamente saber o que se está buscando. 
Semelhante ao ato de folhear um livro.  
6 Daqui pra frente as patentes US 6085176 e US 5845265 serão referidas como patente 176 e patente 
265, respectivamente. 
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 As patentes 176 e 265, que foram concedidas à MercExchange em 4 de julho 
de 2000 e 1º de dezembro de 1998 respectivamente, foram classificadas pelo 
Departamento de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO)7 como patentes 
de processamento de dados. Ambas patentes são consideradas métodos de negócio. 
Mais especificamente métodos de negócios aplicados à internet. Esse tipo particular 
de patentes tem sido muito criticado por serem de qualidade muito inferior à maior 
parte das patentes (ALLISON; TILLER, 2003). Allison e Tiller (2012, p. 1), no entanto, 
não vêem nada de especial nas patentes de métodos de negócios em relação às 
outras. Em um estudo quatitativo eles concluem que “os métodos de negócios 
aplicados à internet não aparentam ser piores que a patente média e possivelmente 
melhor que a maioria”. 
 Apesar de receber um tratamento diferenciado no USPTO, os requisitos legais 
para a obtenção de uma patente de método de negócio são os mesmos de uma 
patente industrial. A invenção precisa ser nova, não-óbvia e ter aplicabilidade 
industrial ou alguma outra utilidade prática (ZEKOS, 2004). Além desses três critérios 
legais, o requerimento tem que trazer uma descrição suficientemente detalhada da 
invenção de modo que permita que uma pessoa proficiente na arte consiga reproduzir 
a invenção. Para ser uma invenção nova, as reivindicações das patentes8 não podem 
estar descritas em nenhuma arte prévia única, em outras palavras, não pode ser uma 
invenção publicamente conhecida antes do requerimento da patente. A não-
obviedade nada mais é do que a exigência de um grau de inventividade mínimo, ou 
seja, a invenção é não-obvia se há uma distância adequada além ou acima do estado 
das artes (BARTON, 2003). 
1.3 A patente 176 
A patente 176 é uma patente de um “método de negócio projetada para facilitar 
a venda de produtos entre indivíduos estabelecendo uma autoridade central para 
promover confiança entre os participantes” (EUA, Suprema Corte, 2006). Essa patente 
descreve três tipos de mercado eletrônico. O primeiro permite que um participante 
possa comprar, explorar, e procurar produtos. Um segundo permite que o participante 
                                            
7 Do inglês United States Patent and Trademark Office (USPTO). 
8 Do ingles “patent claims” que especificam em detalhes os componentes de uma patente 
(ARCHONTOPOULOS et al, 2003). 
7 
 
possa vender, explorar, e procurar produtos. O terceiro mercado é concebido de forma 
que possibilite que os participantes especulem, ou seja, comprar produtos e 
prontamente vendê-los por um preço mais alto. Assim, esse último permite que o 
participante, num dado mercado eletrônico, realize as quatro funções mencionadas, 
comprar, vender, explorar e procurar. 
1.4 A patente 265 
A patente 265, por sua vez, descreve um método que permite a incorporação e 
uso da função “compre agora9” em produtos colocados para leilão em sites na internet. 
Essa função permite ao vendedor que está oferecendo o seu produto na forma de 
leilão a incorporação de uma opção permitindo que os compradores interrompam o 
leilão adquirindo o produto imediatamente a um preço fixo estabelecido por ele. No 
entanto, uma vez que alguém dê um lance acima do preço de reserva estabelecido 
pelo vendedor, essa opção “compre agora” some e o leilão prossegue normalmente 
levando o produto aquele que deu o maior lance no final do período do leilão. 
Essa patente provou ser a mais contenciosa do caso. A função descrita nela 
tem grande valor para as partes pois segundo Ackerberg, Hirano e Shahriar (2003), 
essa opção de poder passar por cima do leilão arrematando o produto por um preço 
fixo, pode aumentar a receita dos vendedores se os compradores tem aversão ao 
risco ou são impacientes (CHEN et al, 2013). Chen et al, (2013) explicam que o 
concorrente impaciente de um leilão está disposto a pagar um preço maior para obter 
o produto imediatamente. E no caso do comprador avesso ao risco, ele estará disposto 
a pagar um preço maior pelo bem, porém fixo, em vez de arriscar perder o bem para 
outros concorrentes. Se esse preço fixo for bem definido em relação ao preço de 
reserva, pode aumentar substancialmente a receita esperada pelo vendedor. 
 
 
 
 
                                            
9 Do inglês buy-it-now. 
8 
 
Capítulo 2 - A disputa legal entre eBay e MercExchange 
Em 2000 a eBay se aproximou de MercExchange para tentar adquirir seu 
portfolio de patentes, porém na época a MercExchange tinha interesse apenas em 
licenciá-las. As negociações se encerraram sem acordo entre as partes. A despeito 
disso, em novembro de 2000, eBay disponibiliza a função “compre agora” para os 
vendedores em seu site (Tang, 2006), função essa descrita pela patente 265 que na 
época era propriedade da MercExchange. Em setembro de 2001 a MercExchange 
contra-ataca entrando com um ação judicial no tribunal distrital do estado de Virgínia10 
alegando que eBay e Half.com estariam intencionalmente violando três de suas 
patentes: as duas mencionadas anteriormente (patente 176 e 265 de propriedade da 
MercExchange) e mais uma relacionada especificamente a um método de condução 
de leilões online (patente US 6202051, concedida à MercExchange em 13 de Março 
de 2001). A eBay também foi acusada de induzir indiretamente a firma Returnbuy 
Inc.11 a violar a patente 265. 
2.1 O julgamento no tribunal distrital 
O processo foi a julgamento por júri no tribunal distrital do estado de Virginia 
nos EUA, presidido pelo Juiz distrital Friedman. A patente 051 foi preliminarmente 
excluída da ação pois o Juiz a considerou inválida por falta de uma descrição 
adequada. As outras duas seguiram para deliberação do tribunal e do júri. O júri foi 
incumbido pelo tribunal de decidir, analisando o peso das provas, se as patentes eram 
válidas, se houve violação, e, em caso de violação, se essa violação foi intencional. 
Para atestar a validez das patentes 176 e 265, o júri foi instruído a analisa-las quanto 
aos critérios de novidade, não-obviedade, descrição adequada e possibilidade de 
reprodução da invenção por uma pessoa capacitada. 
Após cinco semanas de julgamento o júri decidiu, em maio de 2003, que as 
patentes 176 e 265 cumpriam os requisitos impostos e decidiu por unanimidade que 
estas eram válidas e que foram intencionalmente violadas pelas requeridas eBay e 
                                            
10 Os tribunais distritais são os tribunais federais de 1ª instância dos EUA e que tem jurisdição sobre a 
maior parte dos casos federais incluindo na matéria de patentes (http://www.uscourts.gov/ 
FederalCourts/UnderstandingtheFederalCourts/DistrictCourts.aspx). 
11 Na época da ação a Returnbuy Inc. operava um site de vendas que era hospedado pelo site da eBay. 
Antes do julgamento a Returnbuy entrou em concordata e celebrou um acordo de liquidação com a 
MercExchange, portanto, não participando como réu no julgamento. 
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Half.com. Na acusação de indução de violação de patente, o júri julgou procedente 
apenas a indução de violação da patente 265 pela empresa ReturnBuy. eBay foi 
condenada ao pagamento total de US$ 35 milhões em danos, US$ 10,5 milhões por 
infringir a patente 265, US$ 5,5 milhões por induzir Returnbuy a infringir a mesma 
patente e US$ 19 milhões pela violação da patente 176 pela firma Half.com (EUA, 
CAFC, 2005)12. 
Cerca de um mês após o julgamento, numerosos recursos foram ajuizados 
tanto pela eBay quanto a Mercexchange. O principal pedido da requerida foi 
contestando a violação das patentes 176 e 265, a validade delas, e requerendo um 
novo julgamento para o caso (EUA, USDC, 2003)13. A requerente MercExchange, por 
sua vez, ajuizou uma extensa lista de recursos, sendo o mais importante, um pedido 
de mandado de injunção permanente para proibir a eBay de utilizar as respectivas 
invenções descritas nas patentes violadas. Todos os recursos ajuizados por ambas 
as partes foram negados pelo juiz. Contudo, o indeferimento de um dos recursos em 
particular, o mandado de injunção permanente, desencadeou uma série de 
acontecimentos que fez o caso eBay v. MercExchange se destacar em relação aos 
demais casos semelhantes. 
Segundo as leis de patentes americana, uma vez estabelecida a validade das 
patentes e comprovada a sua violação, um tribunal distrital está autorizado a conceder 
um mandado de injunção permanente contra o infrator (35 U.S.C.). O CAFC até essa 
data previa uma regra automática de concessão de mandados de injunções 
permanentes exceto em raros casos onde havia grande interesse público. Essa 
exceção, no entanto, era raramente reivindicada salvo em questões de saúde pública 
(ELLIS, 2008). A justificativa para o uso dessa regra categórica tinha como base a lei 
de patentes na qual afirma que as patentes terão os mesmos atributos da propriedade 
privada. Além disso, para muitos estudiosos, o precedente legal dessa regra vem 
desde 1908 quando foi decidido na Suprema Corte o litígio entre Continental Paper 
Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co. Nesse caso a Suprema Corte estabeleceu que os 
                                            
12 MercExchange, L.L.C. v. eBay Inc. e Half.com Inc, 03-1600,-1616 (2005), texto da decisão do CAFC. 
13 MercExchange, L.L.C., v. eBay, Inc. e Half.com, Inc. 275 F.Supp.2d 695 (2003), texto da decisão no 
tribunal distrital em Virginia nos EUA (USDC). 
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detentores de patentes não tinham a obrigação de praticá-las sustentando que era a 
essência da patente o direito de excluir terceiros, sem questionar o motivo. 
No entanto, o Juiz presidente da corte, em sua decisão, explica que apesar da 
concessão de uma injunção nesses casos ser a regra geral, em última análise, a 
decisão de conceder ou não a injunção é um ato discricionário do juiz julgador do caso 
(USDC, 2003). Segundo o juiz Friedman (USDC, 2003, p. 13), “concessão de uma 
injunção contra os requeridos é regida pelos princípios tradicionais de equidade”. Mais 
especificamente, tem que passar um teste de quatro fatores que segundo Ellis et al 
(2008) são:  
1) se o requerente sofreria um dano irreparável se a injunção não fosse 
concedida; 
2) se as medidas disponíveis em lei são inadequadas para compensar o dano; 
3) se a concessão do mandado de injunção é de interesse público; 
4) se balanço dos danos inclina em favor do requerido. 
Segundo Friedman, apesar de ter sido estabelecido no julgamento que as 
patentes 176 e 265 eram válidas e que foram violadas, isso é apenas um indício de 
um dano irreparável frente à ausência de um mandado de injunção permanente contra 
o requerido. Segundo ele,  
No caso em pauta, as evidências da disposição do autor de licenciar suas 
patentes, sua falta de atividade comercial em praticar suas patentes, e seus 
comentários para a mídia em relação às suas intenções a respeito da 
aplicação de seus direitos sobre as patentes, são suficientes para refutar a 
presunção de que ele sofrerá um dano irreparável caso a injunção não seja 
concedida (tradução nossa). 
O tribunal decidiu também que a concessão de danos materiais é uma medida 
adequada em lei para o autor. Apesar de reconhecer que danos materiais podem ser 
inadequados por limitar o poder do detentor da patente em exercer seu poder de 
monopólio, nesse caso foi demonstrada a disposição de MercExchange em licenciar 
suas patentes para a eBay. Isso sugere que qualquer dano sofrido pela 
MercExchange pode ser compensado com danos materiais (EUA, USDC, 2003). 
 O tribunal concluiu também que a necessidade de atender o interesse público 
favorece igualmente a concessão e a não concessão da injunção. Isso porque, por 
um lado, a concessão da injunção protege os direitos do titular da patente e atende o 
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interesse público mantendo a integridade do sistema de patentes, e o por outro lado, 
a não concessão da injunção protege o interesse público permitindo o uso de uma 
patente a qual seu detentor se recusa em praticar (EUA, USDC, 2003). 
 Por último, após análise dos três primeiros fatores, a corte concluiu que o 
balanço dos danos causados favorecem ligeiramente a eBay. Em sua análise o juiz 
Friedman explica que, 
Embora seja importante respeitar os direitos do titular da patente, neste caso, 
o autor existe unicamente para licenciar suas patentes ou entrar na justiça 
para fazer valer suas patentes, e não para desenvolver ou comercializá-las. 
Qualquer dano sofrido pelo autor pela violação das patentes pelos réus pode 
ser recuperado a título de indenização. Além disso, o tribunal observa que, 
se os réus continuarem a infringir as patentes do autor, o tribunal estará mais 
inclinado a conceder danos majorados por qualquer violação após o veredito. 
Assim, o autor certamente será compensado por quaisquer ações pelo réu 
na ausência de uma injunção. 
Dessa forma, considerando que o balanço do dano que favorece a eBay, e os outros 
três fatores, o tribunal nega o pedido de injunção permante contra eBay. 
2.2 A decisão do Tribunal de Apelações 
 Ainda em junho de 2003, a MercExchange e a eBay recorrem ao CACF. Mais 
uma vez os recursos são numerosos, sendo que o principal recurso ajuizado pela 
MerxExchange foi contestando a decisão da corte distrital em negar a injunção 
permanente. A eBay, por sua vez, dentre outros recursos, contesta a validez e a 
violação das patentes 176 e 265. A MercExchange, em seu pedido, disputa a opinião 
da corte distrital alegando que o “direito de excluir reconhecido em uma patente nada 
mais é do que a essência do conceito de propriedade”. A MercExchange argumenta 
que a regra geral é que uma injunção permanente deve ser concedida uma vez que a 
validade e a violação da patente tenham sido determinadas (EUA, CAFC, 2005) e que 
a corte abusou de seu poder de discrição em negar uma injunção nesse caso. 
 O tribunal federal, em relação à decisão distrital, opina que 
... o tribunal não forneceu qualquer razão convincente para acreditar que este 
caso é suficientemente excepcional para justificar a negação de uma injunção 
permanente. Nós, portanto, não vemos nenhuma razão para se afastar da 
regra geral de que os tribunais irão emitir injunções permanentes contra 
violações de patentes na ausência de circunstâncias excepcionais. 
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Em razão disso, o Tribunal de Apelações acolhe o pedido da MercExchange e reverte 
a decisão proferida pelo Juiz Friedman no tribunal distrital. 
 A respeito dos recursos ajuizados por eBay, o tribunal decide reverter o veredito 
de indução de violação da patente 265 por falta de evidências suficientes. Quanto à 
patente 176, o CAFC invalida a mesma pelo critério da obviedade justificando que as 
reivindicações contidas nessa patente são obvias e já foram antecipadas por outra 
patente e que nenhum júri razoável as julgariam como válidas. O caso prossegue, 
portanto, apenas com a patente 265, relativa à função “compre agora”. 
2.3 A opinião da Suprema Corte 
 Logo após a decisão do CAFC, a eBay recorre à Suprema Corte dos EUA com 
um pedido de writ of certiorari14 para decidir sobre a seguinte questão: se a CAFC 
errou em estabelecer uma regra geral em casos de patentes onde um tribunal distrital 
deve, na ausência de circunstâncias excepcionais, conceder uma injunção 
permanente após a constatação de violação (eBay, 2005)15. Em novembro de 2005 a 
Suprema Corte concede o writ of certiorari para determinar a adequabilidade da regra 
geral e orienta as partes a argumentarem, além da questão já postada, se a Suprema 
Corte deveria reconsiderar seus precedentes sobre quando é apropriado conceder um 
mandado de injunção permanente contra o infrator. 
  Após receber todos os argumentos formais e ouvir os argumentos orais 
de eBay e MercExchange, a Suprema Corte decide de forma unânime: 
Porque concluimos que nenhuma corte abaixo corretamente aplicou a 
tradicional estrutura de quatro fatores que rege a concessão injunções, nós 
revertemos o julgamento do Tribunal de Apelações, para que a corte distrital 
possa aplicar essa estrutura, em primeira instância. Ao fazer isso, nós não 
tomamos nenhuma posição sobre se um mandado injunção permanente deva 
ser concedido ou não nesse caso em particular, ou mesmo em quaisquer 
outras disputas decorrentes da lei de patentes. Mantemos apenas que, a 
decisão de conceder ou negar uma injunção repousa no âmbito da discrição 
equitativa dos tribunais distritais, e que tal discrição deve ser exercida de 
forma compatível com os princípios tradicionais de equidade, em disputas de 
patentes não menos do que em outros casos previstos por essas normas. 
Dessa forma, revertemos a decisão do Tribunal de Apelações, e devolvemos 
                                            
14 Principal mecanismo de acesso à Suprema Corte, no qual a corte decide discricionariamente se 
conhece ou não uma determinada questão (PINTO, 2007). 
15 Texto da petição inicial de eBay para a Suprema Corte dos EUA. 
13 
 
para prosseguimento em consonância com esta opinião (EUA, Suprema 
Corte, 2006, p. 5-6, tradução nossa). 
 
Em suma, a Suprema Corte decide que injunções não devem ser concedidas 
automaticamente em casos envolvendo patentes e que, em vez disso, os tribunais 
devem aplicar os princípios tradicionais de equidade16 para decidir se concede ou não 
um mandado de injunção. Para a Suprema Corte, o tribunal distrital foi muito restritivo 
e a corte federal muito expansiva na hora de interpretar o teste dos quatro fatores, por 
isso devolveu o caso para a corte distrital (ELLIS et al, 2008). 
2.4 De volta à primeira instância e desfecho final 
 Em junho de 2006, o caso é remetido de volta para o tribunal distrital para uma 
nova apreciação do pedido de mandado de injunção permanente contra o uso da 
patente 265 pela eBay. Por força da decisão da Suprema Corte no caso eBay v. 
MercExchange, necessariamente tem que ser aplicado o tradicional teste dos quatro 
fatores que regem a concessão de mandados de injunções. E pelo fato de ter se 
passado três anos desde o julgamento inicial, foi feito uma nova análise levando em 
conta os novos acontecimentos relacionados com o caso. 
 Na apreciação do primeiro fator, se o requerente sofreu ou sofrerá um dano 
irreparável caso não se conceda o mandado de injunção, o tribunal analisa de forma 
praticante idêntica da análise anterior e conclui em favor de eBay. Segundo o juiz, 
apesar de estar ciente da natureza do direito protegido pela patente, isto é, o direito 
de excluir, ele reafirma que a MercExchange tem agido de forma incompatível ao 
defender esses seus direitos, e falhou em provar que o dano sofrido é irreparável 
(USDC, 2006)17. 
 No segundo fator, se o requerente tem uma medida adequada em lei, mais uma 
vez o tribunal distrital inclina em favor de eBay. Isso porque, qualquer dano sofrido 
pela MercExchange é reparável com danos materiais e que a MercExchange 
                                            
16 Equidade é quando se adapta uma regra existente a uma situação concreta, observando-se os 
critérios de justiça e igualdade. Em outras palavras, é a adaptação da regra a um caso específico a fim 
de deixá-la mais justa. 
17 MercExchange, L.L.C., v. eBay, Inc. e Half.com, Inc. caso n° 2:01cv736 (2006), texto da decisão no 
tribunal distrital em Virginia nos EUA (USDC). 
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demonstrou, com seus planos de licenciar suas patentes, que ela estava plenamente 
disposta a aceitar royalties em troca da utilização da patente 265. 
 Ao analisar o balanço dos danos sofridos, dessa vez o tribunal distrital conclui 
que este não favorece nenhuma das partes. Os novos acontecimentos relevantes para 
o caso desde a decisão inicial em 2003, como a parceria da MercExchange com a 
uBid18 e o fato da eBay ter declarado que conseguiu “inventar em torno” da patente 
265, influenciou na avaliação desse ponto. A incerteza quanto à capacidade da 
MercExchange de associar-se com a uBid e competir no mercado de leilões online, e 
a incerteza quanto ao sucesso da eBay operar sem infringir a patente 265, não permite 
que o tribunal conclua em favor de nenhuma das partes (EUA, USDC, 2006). 
 Por último, o juiz em sua decisão afirma que o interesse público pesa em favor 
da não concessão do mandado de injunção permanente. Apesar do interesse público 
favorecer a integridade do sistema de patentes, o impacto da eBay na economia 
americana, a recusa persistente da MercExchange em praticar suas patentes, e sua 
disposição em apenas licenciá-las, favorece a não concessão de injunção. 
Em suma, pelas razões descritas acima, o tribunal distrital mais uma vez nega 
o pedido de mandado de injunção permanente pela requerente, permitindo que a eBay 
continue usando a patente 265, estando sujeita, contudo, ao pagamento de mais 
danos caso continue infringindo a patente em questão. Em fevereiro de 2008, 
finalmente, a eBay adquire o portfólio de patentes da MercExchange por um valor não 
divulgado, e encerra, praticamente oito anos depois, uma das maiores disputas de 
patentes da história dos EUA. 
 
 
 
 
 
                                            
18 uBid é uma firma semelhante a eBay que opera um site de vendas por leilão e por preço fixo 
vendendo tanto produtos próprios como produtos de terceiros cadastrados no site. 
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Capítulo 3 - Consequências da decisão da Suprema Corte 
3.1 Rescaldo de eBay v. MercExchange 
 Antes de 2006, detentores de patentes que prevalecessem em disputas 
judiciais tinham praticamente um direito automático de obter um mandado injunção 
permanente proibindo o infrator de usar sua patente (ELLIS et al, 2008; SHAPIRO, 
2010). Ellis et al (2008) fazem uma análise de todos os casos onde o requerente 
solicitou uma injunção permanente desde o caso eBay até então (36 casos). Em 
quatro de cada cinco casos foram concedidos uma injunção permanente. Eles 
comentam que esse resultado não é substancialmente diferente de casos anteriores 
ao de eBay, porém, “isso mascara [...] o real efeito de eBay, que é a probabilidade 
reduzida de certos tipos de detentores de patentes de conseguir obter um mandado 
de injunção” (ELLIS et al, 2008, p. 442). 
 Esses detentores de patentes aos quais Ellis et al (2008) se referem são 
aqueles não considerados competidores diretos entre si. Foi observado que, de um 
modo geral, quando as partes foram consideradas competidoras diretas, o mandado 
de injunção era concedido19, no entanto, quando não havia competição direta, foram 
concedidos mandados de injunção permanentes em cinco do total de nove casos. 
Outro padrão que foi observado em disputas posteriores ao caso eBay foi a menor 
tendência em conceder mandados de injunção quando a patente em questão é uma 
pequena parte do produto global (ELLIS, 2008; SUBRAMANIAN, 2007). 
Uma das primeiras disputas decididas após o caso eBay, o litígio entre a Z4 
Technologies, Inc e a Microsoft Corp., ilustra bem esses padrões. A patente em 
questão era referente à tecnologia de ativação de software a qual a Microsoft tinha 
incorporado ao sistema operacional Windows e ao processador de textos Office. 
Nessa disputa não foi concedido o mandado de injunção permanente já que, para o 
tribunal que julgou o caso, não houve dano irreparável à Z4 pois como a tecnologia 
usada pela Microsoft era apenas um pequeno componente seus softwares, a Z4 não 
sofreria perda de lucros, nem perda de reconhecimento da marca e tampouco perderia 
presença no mercado. Além do mais, como a Microsoft não produzia softwares de 
                                            
19 Dos 26 casos onde havia competição direta entre as partes, em apenas 2 casos não se obteve um 
mandado de injunção permanente (Ellis et al, 2008). 
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ativação de produtos, e portanto não competia diretamente com a Z4, o tribunal 
concluiu que esta não sofreria dano irreparável. 
 
Mas esse é apenas o primeiro caso de muitos envolvendo não-competidores 
e/ou pequenas patentes de um produto maior onde não se concedeu o mandado de 
injunção permanente. Fica evidente o efeito imediato do litígio entre eBay e 
MercExchange. O elemento chave nessa disputa foi a decisão da Suprema Corte 
americana em explicitar a discricionariedade dos tribunais em decidir questões de 
injunção, em desfavor de uma regra automática. Como nos EUA as decisões judiciais 
em instâncias superiores (ou na mesma instância dentro da mesma jurisdição) têm 
força de lei, isso resultou necessariamente numa mudança de comportamento dos 
tribunais como foi de fato evidenciado em casos posteriores, mais acentuadamente 
para não competidores diretos. 
3.2 Implicações Econômicas de eBay v. MercExchange 
 Devido à grande dimensão alcançada pela disputa entre eBay e 
MercExchange, e principalmente devido ao grande interesse gerado no desenlace 
desse caso, ficou evidente antes mesmo da decisão da Suprema Corte, a importância 
que esta poderia ter, não só para a lei de patentes mas para a economia. “Por ser 
uma questão tão fundamental [...] eBay v MercExchange provavelmente será o caso 
de patentes mais importante durante a última década” (CROUCH, 2006). 
Quando o caso entre eBay e Mercexchange chegou na Suprema Corte dos 
EUA, ele já durava 4 anos, e tinha ganhado atenção nacional. Diversos amici curiae20 
apresentaram argumentos formais para a Suprema Corte apoiando um ou outro lado. 
Dentre esses apoiadores estavam o governo dos EUA, grandes empresas como a 
General Electric e a 3M, e também grandes universidades e centros de pesquisa, 
todos esses do lado da MercExchange. Apoiando a eBay estiverem presentes Yahoo!, 
Nokia, Intel, Microsoft e a Ordem de Advogados de Nova Iorque, dentre outros. Além 
destes, também houve outros peticionários preocupados com certos aspectos do 
caso, porém, não apoiando explicitamente nenhuma das partes (CROUCH, 2006). 
                                            
20 Expressão em latim que significa “amigos da corte”. Foram 33 formalizações de partes interessadas 
no total, 16 a favor de Mercexchange, 12 a favor de eBay e 5 neutros (CROUCH, 2006). 
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eBay, MercExchange e seus respectivos apoiadores argumentaram 
extensivamente as questões de ordem legal que envolviam a concessão ou não de 
injunções. Contudo, muitos argumentos a respeito dos impactos econômicos também 
foram apresentados por ambos os lados, sendo isso um indicativo de reais 
preocupações que o desfecho desse caso podia implicar para todos os interessados, 
principalmente para as firmas. 
A MercExchange, em seu pedido inicial de injunção no tribunal distrital, 
demonstrou preocupação em relação à diminuição do direito de excluir, característica 
das patentes: 
Sem o poder injuntivo dos tribunais, o direito de excluir concedido pelas 
patentes seria enfraquecido [...] O titular da patente careceria muito do poder 
[…] para usufruir o valor pleno de sua invenção no mercado competitivo. Sem 
o direito de obter um mandado de injunção, o direito de excluir concedido ao 
detentor da patente teria apenas uma fração do valor que ele pretendia ter, e 
não seria mais um incentivo tão grande para se engajar nas malhas da 
pesquisa científica e tecnológica (tradução nossa). 
A justiça americana reconhece, contudo, interesses concorrentes válidos que a lei 
equilibra frente ao direito de excluir. Há na lei um “equilíbrio entre o interesse em 
motivar a inovação [...] premiando as invenções com proteção por patentes, por um 
lado, e, por outro lado, o interesse em evitar monopólios que desnecessariamente 
sufocam a competição” (eBay, 2005, p. 24). 
Além do mais, eBay reconhece a importância da patente pois, “a possibilidade 
de se patentear uma invenção é importante porque ela permite que outras pessoas 
melhorem essa invenção, construam em cima dela, e assim construindo move a 
tecnologia [...]” (EUA, USDC, 2003, p. 15), ou seja, favorecendo o avanço tecnológico. 
No entanto, eBay destaca que, particularmente nesse caso em que o detentor da 
patente (MercExchange) não as pratica, ou não tem nenhuma intenção em praticá-
las, impede que o público se beneficie com as invenções contidas na patente e que 
dessa forma contribua para o avanço tecnológico (EUA, USDC, 2003). 
Outro ponto levantado com bastante frequência durante os julgamentos é a 
questão da proliferação das firmas de asserção de patentes ou as entidades não-
praticantes (NPEs)21. São empresas que “raramente ou nunca praticam suas patentes 
                                            
21 Do ingles non-practicing entities. 
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e em vez disso concentram em receber taxas de licenciamento” (SHRESTHA, 2010 
apud PÉNIN, 2012, p. 1). Segundo essa definição e a própria afirmação do Juiz 
Friedman ao dizer que “o autor existe unicamente para licenciar suas patentes ou 
entrar na justiça para fazer valer suas patentes, e não para desenvolver ou 
comercializá-las”, sugerem que a MercExchange seria uma NPE. O argumento de 
eBay é que estas NPEs podem ameaçar outras firmas com processos de violação de 
patentes e injunções e que isso pode resultar em perdas como preços mais altos para 
consumidores, baixo uso dos produtos afetados e peso morto. 
Durante a disputa, a eBay tentou estigmatizar a MercExchange como um tipo 
de NPE popularmente chamado de patent troll22, que são entidades não praticantes 
que tentam extorquir taxas de royalties muito altas em relação ao valor da patente. 
Em 2003, a MercExchange começou a operar um mercado de leilões online em 
parceria com a uBid numa tentativa de fundamentar sua alegação de que era um 
competidor direto da eBay (SUBRAMANIAN, 2007). A eBay argumentou, no entanto, 
que essa tentativa da MercExchange de parceira com a uBid, simplesmente para 
legitimar seu status de competidor, não muda o fato de que ela não tem contribuído 
para a inovação (SUBRAMANIAN, 2007). 
 Com a decisão da Suprema Corte americana, a chance esperada de se obter 
uma injunção permanente diminuiu, e isso implicou num enfraquecimento dos direitos 
sobre as patentes. Ellis et al (2008) explicam como o valor das patentes para as NPEs 
pode ser reduzida através dos efeitos que o caso eBay teve sobre o processo de 
licenciamento. Para esses autores, essa nova circunstância provocada pelo caso 
eBay pode afetar o valor das patentes durante as negociações de licenciamento 
deslocando o poder de barganha dos donos das patentes para os potenciais 
licenciadores. 
 Primeiramente, “a decisão no caso eBay diminui os incentivos para os 
potenciais licenciadores em buscar uma licença invés de praticar as patentes sem 
permissão” (ELLIS et al, 2008). A decisão de se obter uma licença para uma patente 
vai depender basicamente do custo esperado da licença e do custo de utilizar a 
patente sem a licença. O custo desse último vai depender dos custos com disputas 
                                            
22 Sem tradução próxima para o português. Troll é aquele que age sorrateiramente. 
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judiciais, da probabilidade de que a patente seja considerada válida, aplicável e 
violada, e, principalmente, o custo esperado das sanções após um processo judicial. 
Com a chance reduzida de se obter um mandado de injunção permanente, isso 
reduzirá necessariamente as penalidades esperadas associadas com a violação de 
uma patente e provavelmente irá incentivar algumas firmas a dispensar a licença e 
arriscar o litígio (ELLIS et al, 2008). 
 Em segundo lugar, o caso eBay também afeta a capacidade de entidades 
detentoras de patentes em conceder licenças exclusivas. Quando uma licença 
exclusiva tem o potencial de fornecer uma vantagem competitiva grande, a 
probabilidade de um competidor violar a patente, caso ele não consiga obter a licença 
por ela, é maior (ELLIS et al, 2008). Isso porque, além da perspectiva de melhora de 
sua posição competitiva, a menor penalidade esperada no desfecho de uma ação 
judicial devido à reduzida chance de se conceder um mandado de injunção 
permanente, é um incentivo para a violação da patente. No final das contas, a infração 
continuada de patentes, sendo remediada apenas com danos materiais, elimina 
completamente a liberdade que o detentor da patente tinha para seletivamente 
licenciar suas patentes. 
 Um exemplo particular desse último ponto foi o resultado do litígio entre a 
Finisar Corp., uma firma de tecnologia que não pratica suas patentes, e a DIRECTV 
Group Inc., uma firma fornecedora de TV via satélite.  Em 2006, pouco depois da 
decisão da Suprema Corte no caso eBay, o júri julgou que, uma patente da Finisar 
relacionada com a transferência de informação para assinantes, estava sendo violada 
pela DIRECTV (TANG, 2006). Seguindo o padrão dos casos posteriores ao caso 
eBay, o tribunal não concedeu o mandado de injunção permanente, julgando que não 
houve dano irreparável à requerente pois esta não praticava a patente em questão. A 
particularidade desse caso foi que o juiz, além de negar a injunção, concedeu uma 
licença compulsória para a DIRECTV, para o restante da vida útil da patente.  
 Até aqui podemos observar como que os mandados de injunção permanente 
tem tido um papel fundamental nas negociações de patentes. Lemly e Shapiro (2007) 
mostram como a ameaça de uma injunção pode ser fundamental para o nível de 
royalties negociados. A mera perspectiva da concessão de um mandado de injunção 
permanente pode ser uma ferramenta muito poderosa para o detentor de uma patente 
20 
 
obter uma grande vantagem em negociações. O poder de barganha adquirido por 
essa perspectiva é considerado, por muitos, excessiva e constitui por vezes 
verdadeiras ameaças com o intuito de se obter royalties muito grandes sobre 
determinada patente. Essa vantagem é especialmente alta em casos de patentes que 
abrangem apenas uma pequena parte de um produto mais complexo (LEMLY; 
SHAPIRO, 2007).  
Tudo isso levanta a questão dos “patent trolls”. Os patent trolls são um tipo de 
NPE que utilizam comportamentos estratégicos com base na ameaça de injunção 
permanente exclusivamente para conseguir royalties excessivos, ou seja, um 
montante mais do que economicamente justificável para eles. Lemly e Shapiro (2007) 
explicam bem como esse processo acontece: 
A ameaça de que o detentor de uma patente obterá um mandado de injunção 
permanente que forçara o produtor downstream a retirar seu produto do 
mercado pode ser muito poderoso. Essas ameaças podem afetar 
significativamente as negociações de licenciamento, especialmente em 
casos onde a injunção está baseada em uma patente cobrindo um 
componente pequeno de um produto complexo, lucrativo e popular. Ameaças 
de injunção geralmente envolvem um forte elemento de hold-up23 numa 
circunstância comum onde o requerido já tenha investido pesadamente para 
desenvolver, manufaturar, comercializar e vender o produto que contém o 
elemento supostamente sendo infringido. [...] a ameaça de uma injunção 
pode permitir que o titular da patente negocie royalties que vão muito além 
da real contribuição econômica do detentor da patente. Tais cobranças 
excessivas agem como impostos em novos produtos que incorporem a 
tecnologia patenteada, desse modo impedindo a inovação ao invés de 
promovê-la (tradução nossa).  
Em outras palavras, o patent troll quer que sua patente seja violada. Ele compreende 
que suas patentes terão mais valor depois que a firma infratora tenha incorrido em 
custos fixos para iniciar a produção (PÉNIN, 2012). Assim, para os patent trolls, o 
hold-up, e, uma real possibilidade de se conseguir um mandado de injunção 
permanente contra o infrator da patente são essenciais para suas estratégias de 
negócio. 
 Uma disputa que se encerrou um pouco antes do caso eBay, entre as firmas 
New Technologies Products (NTP) Inc. e Research in Motion (RIM), é considerado um 
clássico exemplo desse comportamento. A NTP era, na época, uma minúscula firma 
                                            
23 O termo hold-up se refere a um comportamento, por parte do detentor de uma patente, de esperar 
que uma firma downstream realize investimentos em produtos que contenham sua patente para assim 
aumentar seu poder de barganha ao negociar royalties de licenciamento. 
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de tecnologia dona de uma série de patentes relacionadas com um sistema sem fio 
de transmissão de e-mails. Ela nunca produziu nenhum produto e até então não tinha 
feito esforço algum para licenciar a sua tecnologia (PEPALL; RICHARDS; NORMAN, 
2008). A RIM é uma empresa canadense que fornecia o famoso aparelho de celular, 
o BlackBerry. Em 2002, o tribunal decidiu em primeira instância que as patentes da 
NTP eram válidas e que tinham sido violadas pela RIM. Em sua decisão, o júri calculou 
que os danos sofridos pela infração das patentes eram de US$ 33 milhões. 
Subsequentemente, o juiz concedeu um mandado de injunção permanente para forçar 
a RIM a parar de vender seus aparelhos BlackBerry e interromper seu serviço de e-
mail. A injunção foi suspensa enquanto aguardava o resultado de todos os recursos. 
Em 2006, após esgotamento de todos os recursos, o caso foi devolvido para o tribunal 
de primeira instância para a decisão final. Como a corte já tinha decido 
preliminarmente a favor da injunção, a RIM ficou sob uma enorme pressão para entrar 
num acordo e evitar o fechamento de seu serviço de e-mail (SHAPIRO, 2010), o que 
afetaria, naquela data, cerca de 3 milhões de usuários. Em fevereiro de 2006 foi 
acordado que a RIM faria uma pagamento único e definitivo de US$ 615 milhões pelo 
uso irrestrito das patentes da NTP. Segundo Shapiro (2010): 
Para muitos observadores, esse pagamento refletiu o forte poder de 
barganha que a NTP desfrutou em virtude de sua ameaça em fechar o serviço 
BlackBerry, e não o valor subjacente da tecnologia patenteada pela NTP 
(tradução nossa). 
Shapiro (2010) mostra muito bem essa relação entre o hold-up e as taxas de 
royalties negociados em acordos de licenciamento de patentes. Nesse trabalho ele 
desenvolve um modelo de negociação de licenças entre o titular de uma patente e 
uma única firma downstream, que não competem entre si, para avaliar como a ameaça 
de injunção permanente influencia os royalties negociados e que parcela desses são 
atribuíveis à estratégia de hold-up. 
 O modelo assume os seguintes pressupostos: (1) a firma downstream pode, 
gastando um valor fixo, contornar a patente e criar um produto substituto; (2) o valor 
adicionado pela patente ao produto final é observável; (3) a validez da patente é 
incerta, ou seja, há uma probabilidade (conhecida) de que a patente seja considerada 
inválida numa eventual disputa judicial, a qual Shapiro chama de “força da patente”; 
(4) o montante de royalties que o detentor da patente poderia ter obtido ex ante é 
conhecido por ambas as partes; (5) se na disputa judicial a patente for considerada 
22 
 
válida e infringida, um mandado de injunção para interromper a produção é legalmente 
executável. 
 Esse modelo tenta prever em que termos o licenciamento vai ocorrer. Isto é, 
qual será a taxa de royalties efetivamente negociada sob a ameaça de injunção. 
Assim, o efeito da injunção sobre os royalties será a diferença entre a taxa de royalties 
ex ante e a taxa de royalties efetiva. No modelo de Shapiro (2010), esse efeito foi 
maior quando: (1) a firma downstream decide utilizar a patente antes que a validade 
desta tenha sido afirmada; (2) a parcela do valor adicionado pela patente no produto 
final é menor; (3) a patente em questão era uma “patente requerida”, ou seja, ainda 
não tinha sido publicada no momento de sua incorporação ao produto; (4) o poder do 
titular da patente em conseguir uma injunção é maior; (ENCAOUA, 2012). 
 Em suma, o modelo desenvolvido por Shapiro (2010) sugere claramente que 
os detentores de patentes ganham uma grande vantagem na negociação em duas 
situações: (1) quando engajados em hold-up, isto é, quando firmas fazem 
investimentos específicos para o uso da tecnologia patenteada antes da resolução 
definitiva em relação à validade da patente e sua violação, e, (2) quando a patente é 
uma pequena parte de um produto mais complexo. O resultado previsto são taxas de 
royalties muito acima da taxa razoável, sendo, o poder de se conseguir um mandado 
de injunção permanente contra a utilização de determinada patente, a peça 
fundamental para obtê-las. 
 Mas que implicações tem o caso eBay para o hold-up? A análise de Shapiro 
(2010) foi restrita a casos em que não havia competição direta entre as partes. O 
interesse comercial predominante do titular da patente em entrar na justiça era a de 
extrair a maior taxa de royalties possível da requerida. Como vimos anteriormente, a 
consequência imediata do caso eBay foi a drástica diminuição da concessão de 
mandados de injunção permanentes para este tipo específico de entidade. As 
implicações, portanto, são evidentes. Sem o poder provido pelas injunções, a 
capacidade de extrair royalties excessivos diminui. 
Nesse contexto, as NPEs (em especial os patent trolls) seriam os mais 
afetados, dado que a perspectiva real de que eles possam conseguir um mandado de 
injunção permanente é a peça fundamental de suas estratégias de negociação. A 
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decisão no caso eBay trabalha no sentido de eliminar ou pelo menos aliviar esse 
componente de hold-up das negociações. A própria decisão da Suprema corte 
levantou essa preocupação:  
Tem-se desenvolvido uma indústria onde firmas usam patentes não como a 
base para se produzir e vender bens mas, invés disso, para obter 
primeiramente taxas de licenciamento. [...] Para essas firmas, um mandado 
de injunção, e as sérias sansões potenciais decorrentes de sua violação, 
pode ser empregado como uma ferramenta de barganha para cobrar de 
firmas, taxas exorbitantes que buscam comprar licenças para praticar a 
patente (Suprema Corte, 2006, tradução nossa). 
Shapiro (2010) vai além e sugere que os tribunais usem a discricionariedade 
concedidas a elas no caso eBay, para recusar (ou pelo menos adiar) a concessão de 
mandados de injunção em casos onde o hold-up é maior. 
Contudo, para os tribunais fazerem essa distinção pode revelar-se difícil. 
Dependendo da leitura que é feita da decisão do caso eBay, isso pode levar aos 
tribunais adotarem outra regra categórica que é a de negar mandados de injunção 
para as entidades não praticantes de um modo geral. Denicolò et al (2008) advertem 
que isso pode acabar atingindo entidades não competidoras diretas e que não 
praticam suas patentes, mas que possuem modelos de negócios economicamente 
legítimos (sem características de hold-up), como universidades, centros de pesquisa, 
firmas de tecnologia e corretores de patentes24. Eles chamam esses casos de “falsos 
positivos”. O perigo aqui é a generalização, isto é, como regra, negar injunções para 
as NPEs. Em vez de permitir isso, Denicolò et al (2008, p.1) argumentam que a 
decisão do caso eBay deva ser lida como “uma volta ao teste de equidade, onde os 
custos e benefícios são ponderados cuidadosamente antes de conceder ou negar um 
mandado de injunção permanente”. 
No final das contas, o que essa inédita decisão da justiça americana implica 
para a economia de um modo geral? Entre competidores diretos a decisão no caso 
eBay não produziu, aparentemente, nenhuma mudança significativa, visto que seus 
poderes de exclusão foram mantidos. Mas, como vimos, os efeitos do caso eBay em 
situações onde as partes não competem no mesmo mercado, foram substanciais. 
Levando em conta apenas as relações entre não competidores e o contexto pós-eBay, 
                                            
24 Do ingles patent broker, são firmas especializadas em transferência de propriedade intelectual. Seu 
papel principal é reduzir os custos de transação e facilitar a transferência de propriedade intelectual 
entre firmas de tecnologia para firmas downstream (PÉNIN, 2012). 
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vimos que o incentivo para infringir patentes aumenta, a capacidade de conceder 
licenças exclusivas diminui, o hold-up e a capacidade de extrair royalties excessivos 
diminui, e a capacidade de exclusão diminui. Do ponto de vista do detentor das 
patentes, tudo isso se traduz em perda de valor. 
Essa nova alocação de poder inevitavelmente irá modificar o comportamento 
dos agentes, de uma forma ou de outra, dependendo de seus incentivos. Os royalties 
excessivos, por exemplo, tem sido uma das maiores críticas do sistema de patentes 
americano, que permite, em determinadas circunstâncias, que esses excessos 
aconteçam (SHAPIRO, 2008). Segundo Shapiro (2008): 
Recompensas excessivas não são benignas visto que elas vêm às custas de 
outras partes. No curto prazo, recompensas excessivas causam um peso 
morto ao aumentar os custos de bens e serviços fornecidos por usuários de 
tecnologia que pagam royalties excessivos ou incorrem em outros custos 
para evitar pagamento de danos por violação de patentes. Mais importante 
ainda, no longo prazo, as recompensas excessivas para alguns detentores 
de patentes, reduzem a eficiência econômica desestimulando a inovação por 
outras partes para as quais seus custos estão mais elevados ou suas opções 
mais restritas (tradução nossa). 
Limitar o uso de injunções pode corrigir essas recompensas excessivas e trazer as 
taxas de royalties mais próximas à real contribuição social por parte do detentor da 
patente.  
Certamente a decisão da Suprema Corte trabalhou em prol disso como se pôde 
constatar pelas disputas decididas posteriormente. No entanto, a eficiência 
econômica, segundo Shapiro (2008), pede pela redução dos poderes de exclusão dos 
donos de patentes apenas para os casos onde suas recompensas previsivelmente 
excederia sua contribuição social. Apesar da Suprema Corte ter levantado a questão 
das “taxas exorbitantes” concedidas em alguns casos, os casos decididos nos 
tribunais após o caso eBay, tem adotado uma linha mais ampla, limitando as injunções 
para as NPEs de um modo geral. 
Enfim, há um ganho social com essa perda de força das patentes nesse 
contexto. Há uma redução do peso morto associado com o sistema de patentes, pois 
como demonstra Shapiro (2008), quanto menor o grau de apropriação de uma 
invenção, menor o peso morto associado a ela. Outro aspecto beneficiado é a 
inovação. As inovações hoje em dia tem adquirido uma natureza crescentemente 
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cumulativa e fragmentada. Uma invenção é cumulativa quando para que ela seja 
produzível e comercializável, ela depende de outras invenções já patenteadas. Já a 
inovação fragmentada se refere àquela que envolve muitas patentes, as vezes 
centenas delas, e geralmente de diferentes proprietários. Nesse contexto os custos 
de transação e de criação se tornam muito elevados. Com o relaxamento do direito 
sobre as patentes esses “impostos” sobre novos produtos são mais baixos. Os custos 
de transação ficarão mais baixos, incentivando a entrada no mercado, a combinação 
de novas ideias e, dessa forma, contribuindo para a inovação. 
Por outro lado, podemos ter mudanças de comportamento de ambos os lados 
(infratores e detentores de patentes) que podem ser prejudiciais para a economia. Da 
mesma forma que os donos de patentes usavam seu conhecimento sobre a 
concessão de injunções para exercer sua influência em negociações, com a nova 
ordem imposta pelo judiciário americano, as firmas que desejam utilizar patentes de 
terceiros terão um incentivo maior para intencionalmente violá-las e arriscar um 
resultado vantajoso nos tribunais. Esse novo comportamento pode também frustrar a 
entrada de NPEs e pequenos empreendedores em certos mercados, e desestimular 
a inovação em certas áreas. 
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Conclusão e considerações finais 
 Em suma, depois do caso eBay, aqueles que não utilizam suas patentes para 
produzir bens manufaturados ou prestar serviços tendem a não conseguir obter um 
mandado de injunção permanente após uma eventual disputa judicial de patentes. 
Isso afeta inevitavelmente seu controle sobre suas invenções no mercado. A força das 
patentes diminui para seus detentores e o poder de negociação provido por eles se 
desloca para os licenciadores. Apesar da Suprema Corte deixar claro que a decisão 
para conceder ou negar um mandado de injunção permanente ser um ato 
discricionário do tribunal distrital, com base nos princípios tradicionais de equidade, 
as decisões de litígios posteriores ao caso eBay tem favorecido uma regra geral de 
não concessão de injunção para as NPEs.  
Essa nova ordem legal vai afetar o que Galasso e Schankerman (2013) 
chamam de “mercado para a inovação”, que é o licenciamento e venda de patentes, 
e que são uma importante fonte de incentivos para a realização de investimento em 
pesquisa e desenvolvimento (P&D). A saúde dessas transações é importante pois elas 
“contribuem para a difusão de tecnologia, e afetam fortemente os incentivos para 
realizar inovações em primeiro lugar” (GALASSO e SCHANKERMAN, 2013, p. 1). 
 A limitação do uso de injunções tem sido um dos pontos mais sugeridos de boa 
parte dos estudiosos que há tempos reconhecem a necessidade de reforma no 
sistema de patentes americano. Apesar de que de forma indireta e menos pontual, a 
decisão no caso eBay tem contribuído nesse sentido, melhorando assim as 
negociações envolvendo patentes. A perda de valor das patentes irá contribuir para a 
redução do peso morto associado com o sistema de patentes e irá incentivar a 
inovação. 
 Contudo, as partes envolvidas em disputas judiciais de patentes, irão 
provavelmente alterar seus comportamentos diante do novo contexto imposto pelo 
caso eBay o que poder aumentar a incidência de violação de patentes, e dissuadir a 
entrada de novas firmas no mercado e diminuir o ritmo de inovação. 
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